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BESCHLUSS

In dem Einspruchsverfahren

betreffend das Patent 100 39 961

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 4. Februar 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Beyer

sowie der Richter Dr. Gottschalk, Knoll und Dr. HauRler

BPatG 152
10.99



beschlossen:

1. Es wird festgestellt, dass der Einspruch vom 21. Mai 2002

unzulassig ist.

2. Nach Rucknahme des unzulassigen Einspruchs ist das Ein-

spruchsverfahren beendet.

Grinde

Die Patentinhaberin ist eingetragene Inhaberin des am 16. August 2000 beim Deut-
schen Patent- und Markenamt angemeldeten Patents 100 39 961 mit der Bezeich-
nung "Elektrisches Gerat" (Streitpatent). Nach Veroffentlichung der Patenterteilung
am 28. Februar 2002 hat die Einsprechende am 21. Mai 2002 Einspruch gegen das
Patent erhoben und beantragt, das Streitpatent in vollem Umfang zu widerrufen. We-
gen der Einzelheiten wird auf die Patentschrift und auf den Einspruchsschriftsatz
vom 21. Mai 2002 verwiesen. Mit Schriftsatz vom 24. Juli 2002 hat die Einspre-

chende ihren Einspruch zurickgenommen.

1. Die Zustandigkeit des Bundespatentgerichts fur die Entscheidung Uber den Ein-
spruch ergibt sich aus § 147 Abs 3 Satz 1 Nr 1 PatG. Danach ist nicht das Patent-
amt, sondern das Patentgericht zustandig, wenn - wie vorliegend - die Einspruchs-
frist nach dem 1. Januar 2002 zu laufen begonnen und der Einspruch vor dem
1. Januar 2005 eingelegt worden ist. Nach Ricknahme des Einspruchs bleibt das
Bundespatentgericht auch flr das gemal § 61 Abs 1 Satz 2 PatG regelmafig von
Amts wegen fortzusetzende Einspruchsverfahren zustandig. In § 147 Abs 3 Satz 2

PatG ist ausdrucklich geregelt, dass fur das Einspruchsverfahren vor dem Be-



schwerdesenat des Patentgerichts die §§ 59 bis 62 mit Ausnahme des § 61 Abs 1
Satz 1 PatG entsprechend gelten. Damit ist § 61 Abs 1 Satz 2 PatG auch in diesen
vom Bundespatentgericht zu entscheidenden Verfahren anwendbar. Aufgrund des
engen Sachzusammenhangs ist das Patentgericht auch fur die Entscheidungen zu-
standig, in denen es um die Fragen geht, ob der zurickgenommene Einspruch zu-
l&ssig war oder nicht und ob das Verfahren nach Ricknahme des Einspruchs von

Amts wegen nach § 61 Abs 1 Satz 2 PatG fortzusetzen ist oder aber beendet ist.

2. Der Einspruch der Einsprechenden vom 21. Mai 2002 ist unzulassig. Er ist zwar
form- und fristgerecht eingereicht worden, gibt aber die Tatsachen, die ihn rechtferti-
gen, nicht "im einzelnen" iSd § 59 Abs 1 Satz 4 PatG an. Der Einspruch setzt sich
namlich lediglich mit den Merkmalen a) bis d, f) und g) gemal der Merkmalsgliede-
rung der Einsprechenden, nicht aber mit dem Merkmal e) auseinander. Dieses
Merkmal umfasst neben dem Aspekt, dass ein Leiter in das Halteelement in einer
relativen Offnungsstellung von Schneidklemme und Halteelement einfiihrbar ist, den
weiteren Aspekt, dass dies auch dann mdglich ist, wenn das Gerat an dem Trag-
element befestigt ist. Damit setzt sich der Einspruch nicht auseinander. Insbeson-
dere wird kein Zusammenhang zwischen diesem Merkmal und dem Stand der
Technik hergestellt. Eine Einspruchsbegriindung, die sich nur mit einem Teilaspekt
der Erfindung bzw nicht mit der gesamten patentierten Lehre auseinandersetzt, ist
deshalb formal unvollstandig. Der so begrundete Einspruch ist unzulassig (vgl dazu
BGH BIPMZ 1988, 250 - Epoxidation; vgl zu dieser Problematik auch BPatG GRUR
1989, 906 "Schwerkraft-Rollenbahn").

3. Das Verfahren ist nach Ricknahme des unzulassigen Einspruchs beendet. Das
Einspruchsverfahren ist zwar gemaly § 61 Abs 1 Satz 2 PatG regelmalig auch nach
Rucknahme des Einspruchs von Amts wegen ohne Beteiligung der Einsprechenden
fortzusetzen. Dies gilt - wie ausgeflhrt - auch fur die Einspruchsverfahren, die wie
das vorliegende Verfahren gemald § 147 Abs 3 Satz 1 Nr 1 PatG vom Bundespa-
tentgericht zu entscheiden sind. Gleichwohl bleibt im vorliegenden Fall im Hinblick
auf die Unzulassigkeit des Einspruchs kein Raum fur eine Fortsetzung des Verfah-

ren von Amts wegen. Auch daflr ist namlich ein zulassiger Einspruch unverzichtbare



Verfahrensvoraussetzung (vgl Schulte, PatG, 6. Aufl., § 61 Rdn 22; BGH GRUR
1987, 513 - Streichgarn), die vorliegend nicht erfullt ist.

4. Die Beantwortung der Frage, ob der Einspruch zulassig war oder nicht und die
daraus folgende notwendige Klarung der Frage, ob das Einspruchsverfahren gemaf
§ 61 Abs 1 Satz 2 PatG fortzusetzen ist oder nicht, wird mit dem vorliegenden Ent-
scheidungsausspruch mit entsprechenden Feststellungen in ausreichender Weise
erreicht. Der bereits zurickgenommene Einspruch kann demgegenuber nach Auf-
fassung des Senats nicht mehr verworfen werden (so aber BPatGE 31, 21). Die in
der vorgenannten Entscheidung des Bundespatentgerichts bei vergleichbarer Aus-
gangslage ausgesprochene und nicht naher begriindete Einspruchsverwerfung wird
der aktuellen prozessualen Lage nicht gerecht. Nach wirksamer Einspruchsruck-
nahme gibt es im Verfahren keinen Einspruch mehr, Uber den etwa durch Zurlck-
weisung oder Verwerfung oder in sonstiger Weise entschieden werden konnte. Bei
einem Klarungsbedurfnis in Bezug auf die Zulassigkeit bzw Unzuldssigkeit des Ein-
spruchs bleibt nur noch Raum fir entsprechende Feststellungen. Dabei wirde nach
Auffassung des Senats auch ein Entscheidungsausspruch ausreichen, der nur die
Beendigung des Einspruchsverfahrens feststellt, wobei Feststellungen zur Unzulas-
sigkeit des urspringlichen Einspruchs inzident bzw lediglich in den Entscheidungs-
grunden getroffen werden kdnnten. Der Senat hat vorliegend gleichwohl der Teno-
rierung mit der ausdrucklichen Feststellung der Unzulassigkeit des ursprunglich ein-
gelegten Einspruchs den Vorzug gegeben, da dies den Vorteil groRerer Klarheit fur

sich hat.

Dr. Beyer Dr. Gottschalk Knoll Dr. HauBler
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